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Hoy ello se recoge en el art. 11-11 2, 3°, in fine, de la Constitución Europea: 
el sentido y alcance de lo~ derechos reconocidos han de ser iguales a los 
conferidos por el CEDH (si bien la Unión se reserva cierta autonomía en la 
posibilidad de depararles una protección más extensa). Lo mismo queda su-
brayado a través de la adición del párrafo 7° al precepto108, por medio del 
cual las explicaciones elaboradas como gura para la interpretación de la Car-
ta, en las que a su vez se realizan referencias al CEDH, serán ten idas debi-
damente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Es- . 
tados miembros109. La protección mínima ha quedado asegurada, y al 
menos en teoría también la coherencia entre los textos en tanto en cuanto, 
en virtud del art. 1-9, 2°, la Unión adhiera al CEDH, quedando sometida al 
control externo (no superior: sólo especial) de Estrasburgo, y a la autoridad 
de cosa interpretada que poseen las decisiones del TEDH110. 
En el momento en que se cierra este estudio Francia y Holanda ha n ma-
nifestado su rechélZO en referéndum a la Constitución. 
'
08 En la misma linea la adicicn en el Preambulo. Sobre la ,mportanc•a de estos JM didos. v~ase L. Bou•· 
GORGuH.AASEN (nota 107), pp. 671 -622; en particular ac~rca de las dudas sobre la contradiccion entre la 
Constitución espa~ola y la CEDF, a la luz del art. 10.2 de la primerJ y de les arts.ll-1 11 y 11-1 12 de la se-
gunca. que motivaron la consulta al TC. pp. 672-680. 
1
"' Wase tambi~n el art. 11-1 13. 
110 Según la STEDH, as. "Irlanda c. RU", del 18/01/1978. Siempre queda. adem~s. la (siempre poco de· 
seable. y menos en esta precísa materia) posibilidad de que la Comunidad formule reservas en el marco 
abierto por el propio CEDH. 
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l. Introducción 
Los derechos de propiedad industrial -entendiendo por tales las paten-
tes, los modelos de utilidad, los diseños, dibujos y modelos industriales re-
gistrados, las ma rcas o los nombres comerciales. entre otros1- tienen voca-
ción internacional. Entre otras razones, esto es debido a que gracias a su 
carácter intangible sus titulares pueden fácilmente explotarlos en una plu-
ra lidad de Estados2• act ividad que se ve beneficiada por la eliminación de 
• Doctor en Derecho. Profesor de éerecho internacional privado en la Universidad ce Al icante. Master 
on lnternationa Legal Cooperation. Vrije Umversiteit Brussels. Autor oe n~meroSds oublicaciones en el 
campo del c_omercio electrónico. la proteCCión de los consumidores. los derechos de ~utor y la propiedad 
1ndustnal e 1nteíectual. 
· - Abreviaturas: EIPR: Evropean lncelle<rual Properry Review; IIC: Internacional JovrnJI of !ndvsrrial Pro-
~erty and Copynght · GRUR: lnr (Gewerblicher Re<htsschvtz vnd Urheberre<ht ln ternationaler Tetl). 
Por razones de espacio, no se 1ncluyen en el ámbito de este trabajo ni los derechos de oropiedad inte-
lectual -derechos de autor y derechos conexos- ni, aunque se hará alguna refe;enCia a ellos, los dere-
chos de propiedad intelectual comuManos. 
'J. CAARAScos• GoNZAUz; Giobalización y Derecho mternacional privado. Albacete. Liberlibro. 2002. p. 137. 
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las barreras al comercio internacional y por la existencia de varios convenios 
internacionales que establecen una regulación uniforme con carácter de mí-
nimos. la aplicación del principio de trato nacional y establecen mecanismos 
para facilitar la inscripción de los derechos en terceros países3. 
Esta característica de los derechos de propiedad industrial provoca que 
muchos de los litigios de los que pueden ser objeto adquieran un carácter 
internacional y. por consiguiente. se haga necesario determinar qué t ribu-
nales pueden resultar competentes para conocer de la demanda. Para res-
ponder a esta pregunta. en la Comunidad Europea debe acudirse al Regla-
mento 44/2001 4 excepto en las relaciones con Dinamarcas 
La abundante práctica judicial en la materia existente en países comunita-
rios distintos de España pone de manifiesto cómo los abogados de propiedad 
industrial suelen acudir ·a estrategias procesales que. en determinados casos. 
pueden ser consideradas como una utilización de estas normas en abuso de 
Derecho. El presente trabajo está destinado a explicar en qué consisten tres 
de estas prácticas. delimitar los problemas jurídicos que generan y exponer las 
posibles soluciones a los mismos. Para ello. se va a empezar explicando. de la 
manera más breve posible. los foros de competencia aplicables en materia de 
propiedad industrial (Epígrafe 11). para después analizar cada una de esas es-
trategias: el forum shopping (111). los llamados "torpedos" (IV) y la alegación 
de la nulidad o caducidad del título de propiedad industrial como contraata-
que frente a una demanda por infracción de derechos (V). El trabajo se cierra 
con unas reflexiones finales a modo de conclusión (VI). 
11. Foros de competencia en materia 
de propiedad industrial 
Para explicar los foros de competencia aplicables en .los litigios sobre de-
rechos de propiedad industrial es necesario establecer una división en aten-
' Entre ellos des:acan el Arreglo de Madrid, relativo al Registro internacional de marcas del 14 de Jbril 
de 1 891 (BOE t 47. 20/06/1 979) y su Protocolo adjunto (SOE 276, 18/t 1 /199S). el Convenio sobre con-
cesión de patentes europeas del 5 de octubre de 1973 (BOE 23.::. 30/09/1986) o el Tratado de coopera-
ción en m~teria de patentes adoptado en Washington el 19 de junio de 1970 (BOE 267. 7/111 1989). 
'Reglamento 4412001 del Consejo. del 22 de diciembre de 2000. relativo a la competenc1a ¡udicial. el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE L 12. 
16/01/2001). 
1 En las relaCiones con este Estado se sigue aplicanao el ar.tecesor directo del Reglamento. el Convenio 
ée Bruselas de 1968 (Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones ju-
diciales en materiJ ciVIl y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de t 968. DOCE C 27. 
26/01/1998). As•m•smo. debe tenerse en cuenta la existencia del Convenio de Lugano de 1988 (Conve-
nio relativo a la competenCia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mer· 
cantil , hecho en Lugano el 16 de septiembre de 198o. BOE n• 251. 20/10/1994; corr. de errores. 80E n• 
8. 10/01/1995) en Vlgor para los quince Estados miembros anteriores a la ultima ampliacion de la Uni6n 
Europea y Polon•a. Suiza. Noruega e Islandia. Las normas establec1das por estos convenios son similares • 
a las establecidas en el Reglamento por lo que, a salvo de alguna precisión puntual que se haril il lo lar· 
go del trabajo. toda la explicación es v~lida pMa estos textos. 
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ción al objeto de la reclamación. Así. mientras las acciones en materia de 
validez e inscripción del derecho son una de las competencias exclusivas del 
art. 22.4 del Reg lamento (1 ). el resto de las acciones están sometidas a las 
normas generales sobre jurisdicción (2). 
1. Acciones en materia de validez e inscripción 
de derechos de propiedad industrial 
De acuerdo con el art. 22.4 R. 44/2001 (art. 16.4 CB/C L). "en mate-
ria de inscripciones o validez de patentes. marcas. diseños o dibujos y 
modelos. y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro" . 
resultan exclusivamente competentes. con independencia del domici lio 
de las partes. "los tribunales del Estado miembro en que se hubiere soli-
citado. efectuado o tenido por efectuado el depósito o reg istro en virtud 
de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio 
internacional". 
Que la jurisdicción de estos tribunales sea exclusiva significa que los ór-
ganos jurisdiccionales distintos de los señalados en el art. 22 no pueden en-
trar a conocer del litigio. El art. 25 (art. 19 CB/CL) les obliga a declararse de 
oficio incompetentes. circunstancia que. como se verá, puede generar pro-
blemas en determinados supuestos6. 
Debe entenderse incluida dentro de la noción autónoma de "en mate-
ria de va lidez e inscripción" una gran variedad de acciones: todas aquellas 
referidas. a titulo principa l. a la legal idad o validez del registro del derecho 
de propiedad industrial o a la existencia misma del depósito o registro; la 
acción contra el rechazo a la inscripción y todos aquellos recursos de que 
dispone el solicitante del título contra las decisiones de la of icina encarga-
da del reg istro o depósito que pongan fin al procedimiento7; la acción pa-
ra revocar el derecho por caducidad o por ausencia de los requisitos esta-
blecidos por la ley; la acción para ejercer el derecho de prioridad en virtud 
de un depósito anterior que se deriva de algunos convenios internaciona-
les8; etcétera. 
Ahora bien. el art. 22.4 constituye una excepción al foro general del do-
micilio del demandado establecido en el art. 2, por lo que debe ser ínter-
' Es:a exclusividad se refuerza en el an. 3S donde se autoriza al tribunal requerido a denegar el recono-
cimiento de cna resoludcn judiCial d1ctada por un tribunal que no resultaba competente de acuerdo con 
el art. 22. 
'Tal y como explica C. GONL>J.EZ 8EILFUSS, Nulidad e infraccion de par entes en la Comunidad Europea. Ma-
drid. E u rol ex. t 996. p. 95. muchas ce es:as reclamaciones se pueden ~ustan ciar ante los tribunal e~ de lo 
contencioso-administrativo. Em circunstancia. sin embargo. no conlleva la inaplicaci6n del Reglamento 
44/2001. CuandG el Reglamento habla de "materia civil y mercant il" se est~ refiriendo a la naturale:a 
de las acciones emprendidas. no la de los órganos que conocen de la mismJ. Así lo pone de manifiesto 
su ~rt. 1 y la STJCE 14110/ 1976. C-29n6. "LTU c. Eurocontrol", Rec. 1976. pp. 1541 ss. 
'En este sentido. debe tenerse en cuenta la íigura del "iJtilque centrar· del art. 6 dr:l Arreglo de Madnc 
y el "derecho de prioridad union•sta" del art. 4 del Convenio de la Unión de Parfs para la protección de 
la propiedad 1ndustrial de 1883 (BOé n• 28. 01/02/1974). 
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pretada de manera estricta9 En este sentido, están excluidas del ámbito de 
aplicación de este foro de competencia: aquellas reclamaciones en las que 
la inscripción o validez del registro no se plantea a títu lo principal sino que 
constituye una cuestión incidental dellitigio10; las reclamaciones relaciona-
das con la titularidad del derecho 11 • incluso si tienen como consecuencia un 
cambio en la persona que consta en el registro como titular; y, aunque en 
algunos países se siga defendiendo lo contrario, las acciones por infracción 
de los derechos12. En todos estos casos, resultan aplicables el resto de foros 
previstos en el Reglamento. 
2. Acciones por infracción de derechos de propiedad 
industrial, acciones preventivas y acciones declarativas 
de la ausencia de infracción 
Como protección contra la explotación por terceros de derechos de pro-
piedad industrial sin autorización de su ti tular, los ordenamientos jurídicos 
establecen, con carácter general, acciones de cesación y de indemnización. 
Asimismo, los titulares pueden solicitar la protección de la mayoría de estos 
ordenamientos antes de que la infracción se consume a través de las accio-
nes preventivas. En muchos Estados, también se autoriza a que cua lquier 
persona pueda instar a un tribunal a que declare si su actividad constituye 
o no una violación de derechos mediante una acción declarativa de ausen-
cia de infracción. 
Los foros de competencia aplicables a estos tres tipos de ac;ciones son los 
mismos. De acuerdo con los arts. 23 y 24 R. 44/2001 (arts. 17 y 18 CB/CL). 
pueden resultar competentes. con carácter preferente, los tribunales que las 
partes hayan elegido expresa o tácitamente, si bien la aplicación de estos 
foros para este tipo de acciones es poco probablen 
En defecto de sumisión, cuando el demandado esté domiciliado en un 
Estado miembro, el Reglamento ofrece al demandante la posibil idad de ele-
gir entre dos foros de competencia: 
a) Los tribunales del Estado del domicilio del demandado (art. 2). Como 
se ha dicho, es el foro general del Reg lamento y está basado en la máxima 
actor sequitur forum rei. Para determinar si una persona física está domici-
liada en un Estado miembro hay que acudir a la ley interna de ese Estado 
(art. 59 R. 44/2001, art. 52 CB/CL). Si el demandado fuera una persona ju-
• STJCE 15/1 1/1983, C-288182. "Du1jnstee c. Goderbauer·. Rec. 1983. pp. 3663 ss., ap. 23 . 
10 P. JENARO. "Informe sobre el Convenio relativo a la competenc'a judicial y a la ejecución de r~sol ucio· 
nes judiciales en materia CIVIl y mercantil hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968" (DOCE C 189. 
28107/1 990), p. 29. 
11 STJCE t S/11/1983 (no:a 9), ap. 26. 
' 'Véase Eplgrafe V. 
ll A mi modo de ver, J:'ltcs del littgio no es frecuente Que exis~a un contrJto entre las partes que in clu~ 
ya un acuerdo de elección de foro y. después del litigio. ~~ franc<Jmente complicado c;ue las p<Jrtes acep· 
ten someterse a la jurisdicción propuesta por la otr<l parte. 
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ridica -cosa muy habitual en casos de infracción de derechos de propiedad 
industria l e intelectual- el art. 60 considera que su domicilio estará situado 
en el lugar donde se encuentre su sede estatutaria, su administración cen-
tral o su centro de actividades permanentes 1' . 
b) Los tribunales del lugar "donde se hubiere producido o pudiere pro-
ducirse el hecho dañoso" (art. 5.3). Por mucho que se quiera defender lo 
contrario15, las acciones por infracción de derechos de propiedad industria l 
entran dentro de la noción autónoma "materia delictual o cuasidelictual" 
utilizada en el Reg lamento16. Tampoco existen problemas para considerar 
incluidas en el ámbito de este foro las acciones preventivas que se solicitan 
antes de que la infracción de derechos se verifique. Si bien el TJCE ya lo ha-
bía declarado. en el marco del Convenio de Bruselas, en su sentencia "Hen-
kel" 17 tras la nueva redacción del art. 5.3 R. 44/2001 -en el que se introdu-
cen las palabras "o pudiere producirse"- ya no es posible albergar ningún 
tipo de dudas18• Donde sí aparecen más problemas es a la hora de determi-
nar si la disposición es aplicable a las acciones declarativas de ausencia de 
infracción. En la medida en que es una cuestión ligada al problema de los 
"torpedos" . su análisis se llevará a cabo en el epígrafe correspondiente. Del 
mismo modo, también se remite a las siguientes páginas el análisis de las 
posibilidades de ejercer el forum shopping que se abren con este foro de 
competencia cuando los daños provocados por la infracción de los derechos 
de propiedad industrial se verifican en una pluralidad de Estados. 
Aparte de estos dos foros de competencia, el Reglamento 44/2001 tam-
bién establece otros criterios que, si se dan las circunstancias necesarias. 
pueden resultar aplicables en litigios sobre derechos de propiedad industrial 
cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro. 
a) Foro de la sucursal. De acuerdo con el art. S.S. cuando una persona 
jurídica comete una infracción del derecho de propiedad industrial derivada 
de la explotación de una sucursal, agencia o cualqu ier otro establecimiento 
que posee en otro Estado miembro, la demanda podrá presentarse ante los 
tribunales del lugar donde se hal laren sitos. Como se verá, es un foro que 
en teoría favorece el forum shopping, pero en la práctica. su uti lidad que-
da limitada por la necesidad de que concurran una serie de condiciones pa-
ra poder hablar de "sucursal" . 
b) Pluralidad de demandados. El art. 6. 1 establece que cuando existe 
una pluralidad de demandados. la reclamación puede presentarse ante los 
" En_ este caso. el art. 53 CB/CL establece una particularidad: el domicilio de la persona juridica debe de-
~erm,narse a partir del derecho de$ignado por las normas de Derecho internacional privado del foro. 
' Véase Eplgrafe V en lo referente a la acumulación de la acción por infracción con la acción por nuli· 
dad del derecho ante los tribunales del art. 22.4. 
,. J. FAWCETT 1 ?. TORREMANS • lnrellecrual Propeny and Priva re Jnremarional Law, Oxford. Oxford un,ver· 
S•ty Press. 1998. p. 1 SO. 
11 STJCE 01/1012002. C-167100. · vere1n für Konsumenteninformat1on contr.J Karl He~nz Henkel "". hnp· 
:1/cuna.eu.intfíurisp/cgi-binlform.pl?langKes 
'". K. FACH GOMEZ. "Competencia judici<JI Intern<Jcional en m.:neria ce acdones prevent,vas: Interpretación del 
Tnbunal de Justicia de las Comunidades Europeas· . Noridas de la Unión Europea. n• 225. 2003. pp. 83·91. 
Tema monogrMico 1 Doctrina 
244 
tribunales del domicilio de cualquiera de ellos. De nuevo, es una situación 
muy apropiada para el forum shopping, pero las condiciones impuestas por 
el Reglamento limitan esta posibilidad. 
e) Foro de reconvención. Por último. el art. 6.3 del Reglamento 44/2001 
establece que las acciones por reconvención derivadas del contrato o del 
hecho en que se fundamentare la demanda inicial, podrán presentarse an-
te el tribunal del Estado miembro que estuviere conociendo de esta últi-
ma 19 Para que el foro sea invocable el demandado debe estar domiciliado 
en un Estado miembro y, además. ambas acciones deben estar conectadas 
y encontrar su fundamento en el mismo hecho20. Esto implica que la recon-
vención debe estar basada en la infracción que da lugar a la acción inicial 
por lo que el foro no puede utilizarse para presentar una demanda por re-
convención sobre la infracción por el demandante de otros derechos. 
111. El ejercicio del fo rum shopping en litigios sobre derechos 
de propiedad industrial 
En sentido amplio, se entiende por forum shoppingl1 la práctica proce-
sal consistente en la utilización de las alternativas ofrecidas por los foros de 
competencia para presentar la demanda ante aquellos tribunales que, a 
priori, garantizan unos resultados más satisfactorios para los intereses del 
demandante. Tal y como pone de manifiesto la doctrina22, la utilización de 
esta estrategia procesal resulta muy habitual en litigios de propiedad indus-
trial23. Sin embargo, el TJCE ha expresado, en muchas ocasiones, la necesi-
dad de eliminar esta práctica puesto que la tutela judicial efectiva de las per-
•• As!. los 1nbunales ante los que se ha presentado una acción por infracción de derechos también resul· 
tar~n compe1entes para conocer de una demanda por reconvención de declaracion de ausencia de in-
fracción de esos mismos derechos 
:o E GARAV, ·Articulo 6", en: A.L. Calvo Carav<Jc<J (dir.). Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la 
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Madrid. Un•· 
ver~id<Jd Curios 111- BOE. 1994, pp. 166 s~. 
" M. CHECA MAATINEZ, " fundamentos y llml!es del lorum shoppmg: modelos europeo y unglos<Jjon" . Riv. 
dir. int. pr. proc .. n• 3, 1998, pp. 521 ss. 
" D. I.UwmYN, • Forum-shopping for Trade Mark Litigation in the Con1ext of the Community Trace Mar k 
Regula1ion". Revve d'Affair.; Europeennes. 1999. pp. 38 ss.; M. Goco!NG, "Practica! Guidance on Manage-
ment of Litiga1ion and Overview of European Union Forum Shopping" ,INTA 2003 Leadership Meeting, pp. 
1 ss.; J. AoAMs, "Choice of Forum in Patent Disputes". EIPR, n' 10. 1995, pp. 497 ss.: J. fAwcm 1 ?. TORRE· 
MANS (no:a 16). pp. 196 ss. 
23 Entre los factores que se tienen en cuenta para realizar esta elección en litigios de propiedad industrial se 
encuentran el derecho aplicable que el juez va a aplicar al fondo del litigio, las posibilidades que existen de 
ejecutar I<J hipotética sentencia en un tercer EstJdo. 1~ costes económicos del proceso. la celeridad de los 
tribunales en alcanzar una respuesta de fondo, la flexibilidad y rapidez a la hora de conceder medidas cau-
telares. la predictibilidad de la solución jurídica de los tribunales o lo manera en que el tribunal interpreta el 
ambito de protección del titulo de propiedad incustrial. D. LuwavN (nota 22). p. 41: w. fESTt·W~TEx V•ERING, 
"lnfringemen1 and Enforcement ~su es: Procedural Aspects of a Community Trade Mark". httpJ!www.com-
munitytrademark.or9fadvice/artikel/06-002.htm; V.V. BOMHAAO, "CTM Courts Decision Practice", repartido 
en EIPJN - Univer.;ityof Alicante. Congreso celebrado del S al 7 de enero de 2004. 
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sanas domiciliadas en la Comunidad requiere soluciones previsibles que les 
permitan saber ante qué tribunales pueden ser demandadas24. 
No debe extraerse de esta jurisprudencia que el Tribunal de Luxemburgo 
pretenda erradicar esta práctica por completo. A mi modo de ver. se está 
refiriendo, únicamente, al bad forum shopping, es decir. aquel en el que la 
presentación de la demanda ante unos t ribunales sólo se puede conseguir 
a partir de una interpretaci?n extensiva de la norma que conduce a un re-
sultado imprevisible o menoscaba los derechos de defensa del demandado. 
En cambio, si el .demandante se limita a hacer uso de las diferentes alterna-
t ivas que ofrecen los foros de competencia del Reglamento 44/2001, se es-
tará ante good forum shopping, el cual debe ser permitido. 
Por consiguiente, para determinar si se está ante una estrategia procesal 
abusiva o no, es preciso delimitar las posibilidades reales que las normas 
analizadas anteriormente ofrecen al demandante en los litigios sobre dere-
chos de propiedad industrial. 
a) Para empezar. si se trata de una "acción en materia de validez o ins-
cripción del derecho" en el sentido del art. 22.4, no es posible ejercer el fo-
rum shopping puesto que los únicos tribunales que pueden resultar compe-
tentes son los del Estado donde se ha depositado o registrado el título de 
propiedad industrial. Si la demanda se presenta ante cualquier otro. debe-
rá declararse de oficio incompetente (art. 25). 
b) En el resto de acciones, con carácter general. el demandante podrá 
optar entre el foro general del domicilio del demandado (art. 2) o el forum 
delicti commissi (art. 5.3). La posibil idad de practicar el forum shopping 
aparece cuando el infractor de derechos está domiciliado en un Estado di-
ferente a aquel en el que se cometió la infracción. Cuanto mayor es el nú-
mero de Estados en el que se ha cometido la violación del derecho, las al-
ternat ivas abiertas al forum shopper aumentan. Ahora bien, debe tenerse 
presente que no es lo mismo litigar ante los tribunales designados por el art. 
2 que los señalados por el art. 5.3 . Dos situaciones son posibles. 
La primera es aquella en la que se pretende presents¡ una demanda con-
tra una persona por una "pluralidad de infracciones derivadas de actos ve-
rificados en una pluralidad de Estados miembros" . El art. 5.3 sólo permite 
que los tribunales de cada uno de estos países conozcan de los daños loca-
les, es decir. los producidos en el te rritorio de ese Estado. Esto es debido a 
que el principio de terri torialidad que gobierna la regulación de la propie-
dad industriai25 implica que, en estos casos, se está ante una plural idad de 
"STJCE 19/02/2002. C-256100. "Sesix c. WAGAB y Plafog", Rec 1·2000, pp. 1473 ss .• ap. 34 y 3S. Es· 
te objetivo se confirma, en materia de titules de propiedad industrial comunitarios. en el considerando 
30 del Reglamento 612002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 3. 05/0112002): "El régi-
men de solución de conflictos debe impedir en la medida de lo posible los practicas de eleccion del fue· 
ro más ventajoso. Por consiguiente. han de establecerse normas claras de competencia internacional". 
" De acuerdo con este principio: a) la validez de los derechos de propiedad intelectual est~ limitada al 
territorio del Estado o la organización supranacional que los concede: b) dichos derechos solo pueden 
ser explotados. infringidos y protegidos en dicho territorio: c) los derechos otorgados sobre una inven-
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hechos dañosos 'puesto que se derivan de actividades diferentes que infrin-
gen derechos independientes26• 
Si el demandante desea presentar una demanda que englobe todas las 
infracciones no tendrá más remedio que acudir al foro del domicilio del de-
mandado (art. 2). Efectivamente este foro permite a los tribunales adoptar 
decisiones con efectos extraterritoriales o, lo que los especialistas en la ma-
teria conocen como cross-border injunctions (interdictos transfronterizos)27. 
Este foro también tiene la ventaja de que. por cuanto generalmente la ma-
yor parte del patrimonio del demandado se encontrará en ese Estado, la 
ejecución de la sentencia se facilita. Ahora bien. en muchas ocasiones este 
foro entraña la necesidad de litigar en un Estado extranjero y de acuerdo 
con una ley procesal desconocida. lo que puede desincentivar su utilización. 
La segunda situación es aquella en la que se pretende presentar una de-
manda contra una persona por la "infracción de derechos en una plurali-
dad de Estados derivada de actos verificados en un único Estado". En estos 
supuestos, que pueden aparecer fácilmente en lnternet28, debe acudirse a 
ción o signo distintivo para un Estado son independientes de los concedidos para la misma invención o 
~igno en otro Es1.1do. M. VIRGO~ $oluANo. "Capitulo V: Las cosas y los derechos reales". en: AA.W, De-
recho internacional privado, Parre Especial. 6' ed., Madrid, Eurolex, 199S, pp. 271·280; J. CAARASCO~A 
GONZALU, "Ley aplicable a las patentes en el Derecho internacional privado espaMI", Anales de Derecho. 
Rewsta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Muroa, n• 19, 2001. pp. 7-48. esp. p. 12. 
'
6 Asl ocurre, por ejemplo, cuando una empresa fabrica productos que 1nfringen una patente en un Es-
tado y los comerciali:a en o:ro Estado. En estos casos. se est~ ante hechos da~osos diferentes puesto 
que derivan de ac-jvidaces diferentes -la fabricación, por un lado. y la comeróaliz.Jcion. por otro- que 
infringen derechos de pro;::•edad industoal diferentes -la patente registrada en el Estado donde se fabfl· 
can los productos y la del Estado donde se comerciali:an-. 
" La posibilidad de que los tnbunales adopten inwdiaos con efectos transfronterizos -los cuales. en to-
do caso. re<;uieren ser reconocidos en el Estado miembro donde se desee ejecutar- ha s1do sen alado por 
la doctrina como un gran logro en materia de derechos de prop:edad industrial. Con anterioridad. esta 
posibilidad era vista como un ataque al principio de temtorialidad que informa la m.lteria. La generaliza-
ción de las cross-borr!er injvnaions no se ha generaliz.Jdo hasla tiempos recientes. Se habla de que los 
primeros tribunales en declararse competentes par a conocer de infracciones de derechos cometidas en 
otros Estados fueron los holandeses (Sentencia del Tribunal supremo del 24111/1989, "lnterlas c. Lin-
coln" y sentencia del Tribunal de apelacione~ de La Haya, 03/02/1994. • ARS c. Organon", GRUR rnr. 
1995, pp. 253 ss. En Inglaterra, tardo un poco mós en admitirse: aunque referida a derechos de autor, 
sentencia del Tribunal de apelac16n, "Pearce c. Ove Arup Parternship and others· . <119991 1 Al/ ER. pp. 
769 ss). Oe hecho, todavfa hay tribunales que se niegan a declararse competentes para conocer de ac-
ciones extraterritoflales: sentencia del Tribunal de pflmera instancia de Amberes del 09/0412004. • Mo-
llers c. Beumer·. En este sentido, J-M. M~SERON 1 l . RAYNARO 1 P. VERON, "Cross-Border lnjunctions - A 
Frcnch Perspeaive·. uc. 1998, pp. 834-906; M. Pl•rr= SENDER. ·cross-border lnjunctions 1n Patent l.J-
~gation: lngenious Tactics or Misuse of Private lnternational Rules?" , JURA Falconis, n• 4. 200012001, p. 
1. disponible en http:J/www.law.kuleuven.ac.be/¡ura/; C. GcNZAL!Z Smru~s (nota 7), p. 207. 
" En matefla de marcas. este problem<~ se pone de m<~nifiesto en la Sentencia del Tribunal de Casacion 
frances del 09/12/2003. asunto "Castellblanch". en I.J aue se condena a una empresa espaMia por u~ ­
lizar una marca reg1strada por una empresa francesa en un sitio web accesible para los consumidores 
franceses. En fin, al dla de hoy estos supuestos se pueden dar hasta en materia de patente, desde el mo-
mento en que una persona puede incluir en su sitio web un programa de ordenador que es objeto de 
una patente en un Estado desde el cual puede ser utili:ado por los usuarios del sitio web para llevar a 
cabo una serie de actividades. En este sentido. A. Kuo, " lnternational Hague Convention en Jurisdiction 
and Foreign Judgments: AWay Forward for l. P.?". EIPR, 2002. pp. 17S-183. esp. 176. En 1996, C. GoN· 
v.m BEnJUSS (nota 7). p. 230. afirmaba que estos supuestos eran imposibles en la práctica. Mucho han 
evolucionJdos los medies de comunicación desee entonces. 
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la jurisprudencia "Shevill"· del TJCe9• En esta sentencia. referida .a una re-
clamación por difamación en articulo de prensa. el Tnbunal cons1dero qu~ 
"los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que se haya di-
fundido la publicación difamatoria y en que la víctima alegue haber sufndo 
un ataque a su fama. son competentes para conocer de los dañ~s causados 
n dicho Estado a la reputación de la victima" 30. Mientras. los tnbunales del ~uga r del establecimiento del editor. que en el supuesto objeto de la senten-
cia coincidían con el lugar del origen del hecho dañoso. deben ser compe-
tentes para conocer de la acción de reparación de la integridad del perjui-
cio causado por el ilícito31 . 
De esta jurisprudencia resulta claro que los t ribunales de cada uno de los 
Estados donde se dejan sentir los efectos de una infracción de derechos de 
propiedad industria l puede resultar competente para c~noce r de los daños 
verificados en el territorio de ese Estado. No obstante ex1sten más dudas pa-
ra determinar si los tribunales donde se haya cometido el hecho causal pue-
den ser competentes para conocer de la totalidad de los daños o si sólo lo 
pueden ser los del domicilio del demandado. . . 
32 A mi modo de ver, sólo la segunda 1nterpretac1ón es pos1ble . Para em-
pezar. la sentencia parece dar a entender que establecimiento del editor Y 
lugar de comisión del hecho causal deben coincidi r. Además. se d.ebe tener 
en cuenta que la sentencia Shevi/1 está referida a un asunto de d1famac1ón 
por articulo de prensa. Para adaptar esta solución a los litigios de prop1edad 
industrial. parece lógico atender a los inst rumentos que elleg1slador comu-
nitario ha adoptado en la materia. Pues bien, el art. 94 del Reglamento 
40/94 de marca ·comunitaria (en adelante RMC)33• el art. 83 del Reg lamen-
to 6/2002 de dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDC) Y :1 art. 17 
del Protocolo sobre los litigios en materia de patente comunitaria,• - toda-
vía no entrado en vigor- establecen que los tribunales del forum delicti 
commissi sólo podrán conocer de los daños producidos en su territorio. Pa-
rece por ello oportuno aplicar esta misma solución a la aplicac~ón del art. 
5.3 a los litigios sobre derechos de propiedad industrial de á~b1to e~atal. 
En cualquier caso. no han faltado autores que han defendidO la pnmera 
interpretación la cual. sin duda alguna. resulta más beneficiosa para los fo-
rum shoppersls. No obstante. a pesar de poder argumentar que es la op-
,. s~JCE 07/03!199S. C-689/93, "Shev1ll c. ?resse Alliance· . Rec. 1995. pp.l-415 ss. 
:o Ao. 30. 
ll Aps. 2<: y 25. 
' ' J. FAWCETT 1 P. ToAAtw.Ns (nota. 16), p. 229. 
ll DOCE L 11 . 14/01/1994. . 
,. ?rotocolo sobre resoluc1on de les l1tl;1os en mateoa de 1110laci6n y de validez de patentes comun1taoas 
(DOCél 401 . 30/ 12/1989). . . 
" M. PERTtGAS SENOER (nota 27). pp. 4-G. conSidera necesaflo que, en la medida en c;ue no eXIste un tfl· 
nunal centrali:ado en matefla de patentes. se le debe ofrecer al titular una alternativa al foro general cel 
dcmandJdo donde también peder pre:entar la demanda. En este sentido, otrecc dos altcrnawas: a) los 
tri!:unales del lugar donde se ha llevado a C<lbO la accion pues:o Que sen, prob.ablemente. los Que po-
seen la m.lyor V<nculac1on con el liugio; o (bl los tribunales del lu~ar donde la 1nfracc:On ha ten.do un 
Tema monograhco 1 Doctrina 
ción que más favorece a los titulares a la hora de buscar una defensa rápi-
da y efectiva de sus derechos de propiedad industrial, se corre el riesgo de 
incurrir en bad forum shopping. Efectivamente, el art. S.3 se fundamenta 
en la estrecha vinculación que el forum delicti commissi presenta con los 
elementos del litigio. Sin embargo, los tribunales del lugar donde se lleva a 
cabo el hecho causal pueden presentar una conexión mínima con el supues-
to. Piénsese, por ejemplo, en una infracción a una marca registrada en Fran-
cia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo cometida por una empresa francesa de-
bido a la utilización de dicha marca en un sitio web albergada en un 
servidor localizado en Finlandia. El lugar de producción del hecho causal 
-desde donde la información se pone a disposición en la red- es Finlandia. 
país cuya conexión con el litigio es accidental e irrelevante36: la infracción se 
podría seguir cometiendo con independencia de donde estuviera el servi-
dor. La atribución de competencia para conocer de la globalidad de los da-
ños a estos tribunales resulta, a todas luces. injustificada. 
Por lo demás, es necesario apuntar una última limitación a la utilización 
del art. 5.3 que los forum shoppers deben tener en cuenta en los litigios de 
infracción de marcas en Internet. Se ha sostenido acertadamente que el de-
mandante no puede presentar la demanda ante un Estado miembro -para 
conocer de los daños locales- por el simple hecho de que el sitio web sea 
accesible desde un determinado Estado37. Para que exista infracción es ne-
cesario que el signo distintivo se utilice, sin autorización de su titular, con 
una finalidad comercial38. Asimismo, también se afirma la necesidad de te-
ner en cuenta el impacto que el web sire puede tener en el Estado del foro 
para lo cual se deben considerar tanto el contenido de la página como el 
contexto comercial en el cual opera39. En fin, ante la ausencia de soluciones 
jurídicas ajustadas a estos supuestos40, para evitar estos problemas se reco-
mayor impacto. Apoya la primer alternativa. en materia ce derechos de autor, c. E~PLUGue~ MeTA. "Nor-
mas de competencia judicial internacional en matena de propiedad intelectual", en: AA.W .. Los dere-
chos de propiedad inrelecru¡¡l en la nueva sociedad de la información, Granada, Comares. 1998, pp. 
191-246, eso. p. 224. 
,. Para evitar estas situac•ones. se ha defendido la irrelevancia de la localizaCión del serV>dor donde se al-
milcena la informaCion a los efectos del art. S.3. En este sentido. sentenc1a ce la Ourer House del Reino 
Umdo en el asunto "Bonnier Media c. Gregor Uoyd Smlth and Kestrel Trading Corporation·. 
"?A De MIGU!t AsENSIO. Derecho privado de Jncemet. 3' ed .. Madrid. Civitas, 2002. p. 314, 
"'En este sent1do. resulta necesano que el sitie web este configurado de tal manera que no deje lugar 
a dudas de que las actividades comerciales de su dueno est~n dirig1das a ese Estado. En la determina-
ción de este extremo es muy indicativo el caracter interactivo del 5iuo web. es decir. si permite al u~ua­
no introducir mformaciO.~ y adquirir productos o seMcios. D. BA:NBRIGOE, "Trademark lníringement. the 
Internet ~nd Jurisdiction". Jourrol of Informarían, L~w and Tec.~nology, vol. 1, 2003, http :J/elj.w~rwic­
k.ac.uk/¡ilt/03-1/bainbridge.html, p. 2. No o<:st<Jnte no es un elemento decis1vo: al menos en FrJnc•a. en 
la sentenci~ ·castellblanch " (nota 28), se ha considerado que t~mbién se pueden dirigir ac:ividades co-
merciales hacia un Est~do a través de Sitios wet> pasivos en los que ~ólo se ofrece informaCión sobre pro-
duc:os o seN.Cios. J. $ui)U(T (APOEVII.A, "Internet. m~rcas y competencia judicial internacional: ¿o 1~ su-
;>eraC16<'1 de la regla forum delicri commis:1? A propós1to de 1~ sentencia de la Cour de CaSS<Jrion de 9 
d:ciembre de 2003", L~ Ley. n• 6073. 30/0712004, p. 7. 
"Sentencia "Bonnier" (nota 36). 
"' En el art. 1 O del Anteproyec:o Conven•o de La Haya sobre junSd1cci6n y reconocim•ento de resolucio-
nes en matena civil y mercantil del 30 octubre de 1999 (disponible en inglés en http:Jiwww.hcch.nev 
Aurelio Lopez-Tarruella Martlnez 1 Estrategias procesales de car~cter abus1vo 
249 
mienda la utilización de avisos que informen que un determinado sitio de 
Internet no está dirigido o sólo está dirigido a uno o varios Estados". 
e) Las posibilidades de practicar el forum shopping aumentan cuando en 
el litigio están presentes las circunstancias necesarias para aplicar el art. S.S. 
En aquellos supuestos en los que una persona jurídica comete una infrac-
ción de derechos de propiedad industrial derivada de la explotación de una 
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento que posee en otro Esta-
do, el demandante tiene la posibilidad de presentar la demanda ante los tri-
bunales del domicilio social de la persona jurídica (art. 2) o ante los tribuna-
les del lugar donde se halla la sucursal (art. S. S). Si este lugar ::oincide con 
el de producción del hecho dañoso, el demandónte tendrá dos foros alter-
nativos. pero si se encuentra en otro Estado puede tener un mínimo de tres 
alternativas42. Ahora bien. para no incurrir en bad forum shopping, el de-
mandante debe verificar que la situación reúne las condiciones que la juris-
prudencia del TJCE establece para que este foro resulte aplicable: a) la su-
cursal debe tener un emplazamiento fijo en el país donde se hallare sita; b) 
debe tener cierta autonomía para actuar pero seguir estando sometida a la 
dirección y control de la empresa madre; e) debe actuar en nombre y por 
cuenta de esa empresa; d) la infracción se debe derivar de las actividades 
llevadas a cabo por el establecimiento permanente43. Si no se cumplen es-
tas condiciones. el foro de la sucursal no será invocable. 
d) En fin, en los supuestos en los que existe un pluralidad de demanda-
dos, el art. 6.1 ofrece al demandante la posibilidad de presentar la deman-
da ante los tribunales de cualquiera de ellos. En principio se puede pensar 
que ante una situación en la que una persona ha visto violados sus dere-
chos en una pluralidad de Estados por diferentes personas, el demandante 
podría demandar a todos ellos ante el domicilio de cualquiera de los infrac-
tores. No obstante, al igual que en el caso anterior, para la aplicación de es-
te foro de competencia se requieren varias condiciones: a) todos los deman-
dados deben estar domiciliados en Estados miembros; b) la demanda 
conjunta sólo puede presentarse ante los tribunales del domicilio de uno de 
ellos. no ante los señalados por el foro especial del art. 5.3~; e) las deman-
uploac!Jwop.1dgm_drafte.pd0. se introduce un cmerio de flexibilidad en la aplicaoon de este foro ;:ara 
evitar estas situaciones 1njustas. Los tribunales del lugar donde se produce el hecho da~oso seran com-
petentes salvo que "rhe defendanr esrablishes rhar rhe person cJ;¡imed ro be responsable could not rea-
sonJbly havc foreseen thJt the acto or omisión coufd result in un injury of che :Jmc niJture· . 
"' D. 8AINBAIGOE (nota 38), p. 4; T. BETTIHGEA /D. T"'-"', •Territorial Trademark Rights in the Global Village 
- lnternational Junsdictoon, Choice of Law and Subst~ntive Law for Tr~demark Disputes on the Internet 
(Part one)", IlC. vol. 31, 2000. pp. 162-t82. esp. p. 177. 
'
1 Una compMia francesa que comerCializa en Portug~l . a través de su ~ucur~l en Espa~a. unos produc-
tos Gue 1nfringen el derecho de marcas de una empresa portuguesa. podr~ ser dem~ndada en Franci~ 
por el Jrt. 2. en Por:ugal por el art. S.3 y en Espaf>J por el art. S.S. 
'-' SSTJCE 2211 111 970, Asunto 33n8. ·somaferc. Saar-Ferngas·. Rec. 1978, pp. 2183 s:.; ce 18/03/ 1981 . 
Asunto 139/SO. 'BI~nckaert & Willems c. Trost", Rec. 1981. pp. 819 s~.; de 06/0411995. C· 439193. 
"Uoyc's c. Campenon Bern~rd", Rec. 1995. p. 1-961. 
"" STJCE 27/1011998. C-51/97, "Reunión Europeenne c. SpliethOff". http:J/cuna.eu.•nt/junsc/cg:-b•n-
iform.pl?lang=es 
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das contra los diferentes demandados deben estar vinculadas entre sf "por 
una relación tan estrecha que sería oportuno tramitadas y juzgarlas al mis-
mo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los 
asuntos fueren juzgados separadamente"45. Esta última condición viene es-
tablecida en el propio art. 6.1 del Reglamento 44/2001. pero no en el tex-
to de esa disposición en los CB y CL. Para estos dos instrumentos, sin em-
bargo, la condición puede extraerse de la jurisprudencia del TJCE en la 
sentencia "Kalfelis" 46• Las posibilidades que el demandante tiene de practi-
car el forum shopping en estas situaciones. depende de la interpretación 
que se otorgue a la misma. 
Una interpretación estricta de la disposición conlleva la imposibilidad de 
concentrar, en atención al art. 6. 1, las demandas contra dos personas que 
han violado el mismo derecho de propiedad industrial en Estados diferen-
tes. Esto es debido a que el carácter territorial de los derechos de propiedad 
industrial provoca que la resolución adoptada por los tribunales de uno de 
estos Estados no pueda ser inconciliable con la que se pueda adoptar en el 
otro. Esto es así incluso en materia de patente europea - una vez concedida 
se convierte en tantas patentes nacionales como países para los que se ha 
solicitado- o en supuestos de infracción en "cadena de producción": los 
productos infractores se fabrican en un Estado y otra persona los comercia-
liza en otro47• Por consiguiente, tan sólo deberfan existir dos situaciones en 
las que el foro de la pluralidad de demandados ofrezca verdaderas alterna-
tivas al demandante: aquellas en las que la infracción o infracciones han si-
do cometidas conjuntamente por varias personas domiciliadas en distintos 
'' E~ta limitaoon evna situaciones como las que se produ¡eron en una sefle de asuntos conoodos por los 
tribunalc~ holandeses. Durante un tiempo, es:e f~ro intentó m utilizado oor los titulares de cerech~ de 
proptedad industrial para presentar la demanda debtdo a su car~c:er receptivo a acciones de ccsaoon 
con efectos extraterritoriales y la exis:encia en su derecho procesal de un proceso sumarlstmo ~1 kon 
geding- por el cual el Presidente del TribunJI de La Haya podla adoptar una resolucion en un espacio ce 
tiempo muy breve. Para poder acudir a este foro. se induia en la demanda a una sociedad que hubiera 
tentdo participacion, por muy pequena que ésta fuera, en la mfraccion de derechos. Ante el caracter abu· 
sivo de este ejercicio del forum mocping. muchos tr ibunales se negaron a declararse competentes. No 
obstante, en ninsún caso se atendió a la necesidad de que las demandas estén vinculadas (art. 6.1) Sino 
a criterios cercanos al forum non conveniens o al abuso de derecho. Hasta que el Tflbunal de La Haya 
adoptó la teorla del • scide on rhe web". según la cual los tribunales de ese país sólo se podlan declarar 
competentes si el establecimiento del centro principal de deosiones del grupo de scciecades implicadas 
estaba en Holanda. Sentencia de la Corte de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998. "Expanda· · 
ble Grafts P<irtnership c. Boston Scientific" ([1999] FSR p. 352). En este sentido. M. PERTEGA< S tNC~R (no-
t<l 27), p~. 2-4. 
"STJCE 27109/19<!8. Asunto 189107. "Kalfeli> c. Schroder", Rec. 1908, pp. 556S ss .. Ap. 11. 
'' Asl ocurrtrá cuando una misma p<itentc ~e<1 infringida en Italia y en Francia. o cuando uno obra sea 
puesta a disposicion del público en Internet sin el consentimtento del autor en Espan¡¡ y se¡¡ descargo· 
da por person<1s domiciliadas en Alemania. G. Dn COf<No. "Torpedo Actions: Present and Future·. Ira-
lían Properry Review, 2002, pp. 77·92, esp. p. S9: D. STAUCER. "Jurisdiction for Actions for lnfrigment 
of a European Patent In Europe. Current Situat1on and Development". articulo entregado en el M a gis· 
ter Lvcentinus de la Universid<id de Alic<lnte. 2002. p. 7. lnduso si se trat<l de infracciones origin<ld<IS 
en una mtsma ·cadena de producciOn y distribución" -una persona f¡¡brica los productos infr<1ctores en 
un Estado y otra 1~ comerci<~liz¡¡ en otro- debe sostenerse esta solucion. C. GoNZALEZ BEtLMS (nota 7), 
p. 248. 
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Estados48• o aquellas en las que se solicita una declaración de ausencia de 
infracción contra el ti tular del derecho y sus licenciatarios domiciliados en 
otros Estados miembros49. 
No obstante. existen posturas doctrinales y jurisprudenciales que sostie-
nen una interpretación más extensa de la noción "demandas vinculadas" 
que permitiría que los tribunales se declararan competentes, en atención al 
art. 6.1, para conocer de demandas contra una pluralidad de demandados 
por inf racciones de derechos cometidas en distintos Estados. Esta posición 
tiene la ventaja de que permite evitar resoluciones diferentes sobre infraccio-
nes que. si bien están referidas a derechos independientes. son adoptadas a 
partir de legislaciones que presentan un elevado grado de armonización a ni-
vel comunitario e. incluso. europeos0. La concentración de procedimientos 
garantizaría la aplicación uniforme de estas normas. De especial relevancia 
resulta la jurisprudencia de Holanda, país conocido por la facilidad de sus 
tribunales para conocer de acciones por infracción de derechos en proce-
sos sumarios - kort geding- 51 . Esto ha llevado a que muchos lit igantes 
practiquen bad forum shopping para intentar, por todos los medios. pre-
sentar la demanda en este país: frecuentemente, se aducía que la deman-
da iba dirigida a una pluralidad de demandados y uno de ellos. aunque tu-
viera una participación mínima o inexistente en la infracción, estaba 
domiciliado en Holanda. Para frenar este aluvión de demandas, el Tribunal 
de apelaciones de La Haya adoptó la teoría de la "spider on the web" de 
acuerdo con la cual tribunales de ese país sólo se podían declarar compe-
tentes si todas las empresas demandadas pertenecen a un mismo grupo 
cuyo centro de actividades principal se encontraba en territorio holandés52• 
En mi opinión, a día de hoy, esta teoría es incompatible con el art. 6.1. In-
cluso si lo admiten los tribunales holandeses, esto sigue siendo una prácti-
ca abusiva en el marco del Reglamento 44/2001 y los demandantes corren 
el riesgo de que sus acciones sean rechazadas. La razón reside en que per-
mite a los tribunales holandeses declararse competentes en supuestos de 
pluralidad de demandados en los que las respectivas demandas no pueden 
dan lugar a resoluciones inconciliables. Asimismo, es una interpretación 
que va en contra de la necesidad de interpretar este foro de competencia 
de manera restrictiva en la medida en que constituye una excepción a la 
... Aunque referido a derechos de au10r. en el asunto "?earce c. Ove Arup Partr.crshl~ ar.d others· 
(11998] FSR 222). los tribun<lles ingleses se declararon comcetentes. en base a este foro. para conocer 
de una rcclam<~ciOn de infr¡¡cción de derechos de autor sobre los planos de un edificio presentada con-
tra dos per>onas domiciliados en Inglaterra y dos domiciliadas en Holanda. 
" Este foro fue u~lizado en el =nto "Chlron Corn c. Evans Mcdtc<ll Ltd and other· ( 1 996] FSR 863 en 
una accton declarativa de ausencia de infracc16n presentada contra el titular de un<l patente, domicilia-
do en lngiJterrJ. y el licenc•~tJrl o cxclu!;ivo de IJ mis,mJ pi)ra todo el muncso, domcollJdo en otro EstJ· 
do miembro. 
•.o l. fAWCf.lT 1 P. TOAAEMANS (nOt<l 16), pp. 172·1 74. 
" Sobre esta pract1ca. G. GAUCI, "Bewarc of the Danger wh1ch Lurks in the Netherlands. The Pan-Euro-
pe¡¡n ln¡unct•on •. EIPR. 1 998. pp 362 ss. 
" Sentencia del Tttbunal de apelaCión de La H<1ya del 23/04/1998 (nota 45). 
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norma general del art. 253. En cualquier caso, parece que el TJC E va a te-
ner la ocasión de pronunciarse al respecto gracias a la cuestión preliminar 
presentada por el Tribunal supremo holandés en el asunto pendiente "Ro-
che c. Primus y Goldenberg"54. 
IV. La litispendencia internacional y la práctica de los "torpedos" 
La práctica procesal conocida como "torpedo" se deriva de una utiliza-
ción abusiva del mecanismo establecido en el art. 27 del Reglamento 
44/2001 (art. 21 CB/CL), destinado a resolver el problema de la litispenden-
cia internacional, en combinación con el art. 5.3. 
De acuerdo con la primera disposición, se está ante una situación de li-
tispendencia cuando los tribunales de Estados miembros distintos están co-
nociendo de demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mis-
mas partes55. Cuando esto ocurre, el tribunal que conoce en segundo lugar 
debe suspender el procedimiento y esperar hasta que aquel ante el que se 
presentó la primera demanda se declare o no competente. En caso afirma-
tivo deberá inhibirse en su favor. En caso negativo, podrá reabrir el proceso 
y seguir conociendo. 
El "torpedo" se produce cuando una persona amenazada de ser deman-
dada por violación de derechos toma la iniciativa y presenta una acción de-
clarativa de ausencia de infracción para paralizar toda posible reclamación 
que el titular del derecho presuntamente violado pueda presentar en el res-
to de Estados miembros. Ello es así porque, de intentarlo, se produciría un 
caso de litispendencia y el tribunal ante el que el titular presentó la segunda· 
demanda deberfa, como establece el art. 27, inhibirse en favor del primero. 
El "torpedo" es más efectivo cuando las acciones declarativas de no-infrac-
ción se presentan ante los tribunales del forum delicti commissi porque es el 
Estado donde el presunto infractor generalmente tiene su domicilio. Para 
ello, es necesario interpretar que las acciones de declaración de ausencia de 
infracción entran en el ámbito de aplicación del art. 5.3. Si la demanda se 
" En este sentido M. PERTtG.>.s SENDCR (nota 27). p. 2. 
'' CuestiOn preiudicial C-539/03. publicada en DOUE C 59 del 06/03/2004. 
~'j El cumplimiento de estas condiciones en los litigios de propied~d industr1al no pre~entan ningunJ par-
ticularidad. En cualquier cJso. es preciso recordar que no es necesario que las partes ocupen la misma 
posición procesal en los dos procesos y que se habla de identidad de objeto y causa cuando los proce-
sos entabl.ldos pueden JCJ bar en resoluciones que son inconciliclbles. En este- sentido, debe recordarse 
que, como consecuencia del principio de territorialidad. la presentaciOn en Italia ce una demanda por in· 
f raccion de derechos en el territorio de ese Estado no es inconciliable con una demanda posterior por in-
fraccion de los mismos derechos en el territorio de otro Estaco. En cJmbio, unJ accion por infracción de 
un derecho de propiedad industrial en un estado es inconciliable con una acción por nulidad del dere-
cho presentada en ese Estaco o u~a acción de declaración de ausencia de infracción. En los dos segun-
dos casos habra litispendencia. en el primero no. Resulta posible. eso si. instar al juez que conoce en se-
gundo lugar a q~e suspenda el procedimiento y se inhiba a favor del primero en atención al mecanismo 
de conexidad de causas establecido en el art. 28. Asl opina M. PERTEGAS SENDER (nota 27), c. 8. 
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presenta ante el domicilio del demandado (art. 2), el de uno de ellos (art. 6.1) 
o el de la sucursal (art. 5.5), el torpedo es menos efectivo puesto que el pre-
sunto infractor pierde la ventaja de litigar en casa. Ahora bien, esta persona 
también puede tener en cuenta cualquiera de estos foros para practicar el 
forum shopping con la intención de presentar la demanda ante tribunales 
especialmente lentos - la doctrina pone los ejemplos de Italia y Bélgica- ya 
que si el proceso se eterniza, posiblemente cuando se vaya a conocer de la 
acción por violación el presunto infractor ya habrá obtenido todo el prove-
cho económico que podía de la misma56. 
Según indica la doctrina, en la práctica los "torpedos" no han tenido 
mucho éxito puesto que los tribunales generalmente han declinado su com-
p'etencia57. No obstante, los argumentos utilizados para ello son muy poco 
sólidos y no garantiza n una respuesta uniforme a nivel comunitario. 
Por un lado, se ha considerado que las acciones declarativas de no-in-
fracción no entran dentro de la noción autónoma "materia delictual o cua-
si-delictual" en atención a dos argumentoss8: a) el forum delicti commissi, 
al constituir una excepción al foro general del C:'Jmicilio del demandado, de-
be ser interpretado de manera restrictiva59; b) en la medida en que no se ha 
producido un hecho dañoso, este foro de competencia no resulta aplica-
blé0. No obstante, debe admitirse que existen rc,zones para sostener la in-
clusión de estas acciones en el art. 5.3 : a) si se admi ten las acciones preven-
tivas, en las que tampoco existe daño. también deben admitirse las de 
no-infracción61; b) en la medida en que el TJCE ha declarado que una de-
manda de indemnización t iene el mismo objeto que una destinada a que se 
declare la ausencia de responsabil idad62, se puede deducir que al igual que 
la primera, la segunda es una reclamación "en materia delictua\ o cuasi-de-
·• M. fRANZOSI. ·worldwide Patent Litigation and the ltal1an Torp•éo" . E!PR, 1997, pp. 382- 385: M. PER· 
TtGAS SENDER (nota 27). p. 1. 
" Sobre la manera ce atacar el problema en Bélgica. P. oe lONG. "The Belgian Torpedo: from Self·Proce· 
lled Armament te Jaced Sandwich". EIPR, 2005. pp. 7S-81. 
"Para evitar este escollo, los practicantes cel "torpedo" han intentado presentar las acciones declarati-
vas de ausencia de infraccion cisfra:adas de: a) reclamaciones para que se declare que la comerciali: a-
ción de un producto debe ser tolerada por el demandado. o b) reclamaciones para que se prohiba al de-
mandado instar una aCCión por infracciOn de sus derechos contra la comercializac,on por el demandante 
de unos productos. El primer supuesto aparece en el asunto "Synthon c. SKB" del 04/06/2003. El presi-
dente del Tribunal de primera instancia de Br~selas considero que esta acciOn era un intento por obte-
ner una declaración de ausencia de infraccion y debla ser tratada como tal. En el asunto "Eurogenenc; 
and Ratiopharm c. Lundbeck" del 08/10/2003. el presidente del Tribunal de pnmera instancia de Bruse-
las llegó a la misma conclusion que en el caso antenor. 
1> En este sentido G. DEL CORNO (nota 47). p. 85. 
"' Asl se estimó. por ejemplo. en la Sentencia del Tribunal supremo de Suecia. caso O 2095-99. "flootek 
AS c. Kaldnes Miljoteknologi AS". del 14/06/2000; sentencia del Tribunal supremo de Italia. del 19/ i 212003. 
"Macchine Automatiche c. Windmoller & Holscher"; Sentencia del Tribunal de primera instancia de Liege 
del 14/10/1997. -Joskin c. Vredo". Revue de Droit intellectuel. 2000. pp. 172 ss.: sentencia del Tnbunal de 
Milán del 16 de septiembre 1998, GRUR lnt, 2000, pp. 1021 ss. con nota de D. SrAuD!R. 
01 P. V!RoN, "Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles ~ l'action en contrefacon de brevet 
d'invention· . Journ. cfr. inr .. 200t. pp. 805· 830, esp. p. 826. 
61 STJCE 06/12/1994, C-406192. "Traty c. RatJj". Rec. 199~. pp.l-5439 ss .• aps. 44 y 45. 
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lictual"; e) los tribuna les del forum delicti commissi son los que presentan 
una vinculación más estrecha con estas acciones puesto que los derechos 
objeto de litigio son explotados en el territorio de ese Estaco63; d) en fin, se 
debe tener en cuenta que la presentación de acciones declarativas de no-
infracción no siempre tiene un carácter abusivo. Por consiguiente, si real-
mente se desea eliminar la posibilidad de que estas acciones se presenten 
ante los tribunales designados por el art. 5.3 debe establecerse expresa-
mente, tal y como se ha hecho, por ejemplo, en materia de marca comuni-
taria (art. 93.5 RMC)64, el diseño comunitario (art. 82.5 RDC)6s y la patente 
comunitaria (art. 14.5 Protocolo sobre los litigios)66. 
Por otro lado, los tribunales han declinado su competencia en supuestos 
de "torpedos". simple y llanamente por considerar que la presentación de 
la demanda ante su jurisdicción constituía un abuso de derecho67. Para al-
gunos autores, esta actuación no conlleva una violación del art. 5.3 puesto 
que se trata de una norma procesal interna que no tiene nada que ver con 
la competencia judicial internacional68. No obstante. el TJCE ha sostenido 
que el Reglamento no afecta la aplicación del derecho interno de los Esta-
dos sa lvo que vaya en detrimento de su eficacia a la hora de cumplir con 
sus objetivos69. La admisión de la excepción del "abuso de derecho" me-
noscabaría la seguridad jurldica que persigue el Reglamento por cuanto no 
está recogida en todos los ordenamientos de los Estados miembros y, ade-
más. encierra un margen de discrecionalidad que conlleva la posibilidad de 
ser aplicada de distinta forma 70. 
Puede concluirse, por tanto, que al día de hoy no existe una manera de 
acabar con los "torpedos" que sea conforme con el Reglamento 44/2001. 
De lege ferenda, la solución más acertada podría pasar por modifica r el me-
canismo de la lit ispendencia y no el forum delicti commissi. Éste es el. senti-
do de la propuesta que se plantea en el art. 21.6 del Anteproyecto de Con-
" E. ULMER, lnre//N:rual Pro~erry and rhe Conflicrs of Law, Luxemburgo, 1978, ~- 9; L. LuNomor. "Juris· 
diction and the Prindple of Territoriality in lntellectual Property Law: Has the Pendulum Swir19 Too Far in 
!he O!her Direction·. 1/C, 2001, pp. 124-t41, esp. p. 132. 
.., V. ScoROA.~<AGUt., • Jurisdiction and Procedure in Legal Acncns relat,ng to Community Trade Marks". 
en: M. FrJn,osi (coord.), European Communiry Trade Mark. The Hague. Kluwer. :>o. 368 ss.; A. Hun. "La 
marque communautaire: la comoetence des jurisdiction des Etats membres pour connaitre de sa validi-
té et de sa contrefacon·. Joum. dr. inr .. n• 3. 1994, po. 623 ss.; M. Dc~AHTE~ ReAl.. ·comentarios a los 
arts. 90 Y ss. •. en: A. Casado Cervino 1M. Uobregat Hurtaoo (coords.). ComenrJrios a los Reglamenros 
sobre la marca comunitaria. 2' ec .. Madrid. 2000. pp. 816 ss. 
6~ G. PALAo MoRt:No, .. LJ oroteccion intcrn<JCIOn.:JI de lo~ dibujos y modelos comunltt'lrios ... ~evt~ta de pro· 
piedad inrelecrual. n• 1 O. 2001. pp. 65 ss. 
"' M. DESANTES REAl.. "La pat~nte comunitaria y la crisis de la territorialidad". RED!. 1992. pp. 323· 350 . 
• , Sentencia Tribunal de GrJn Instancia de Par ls del 28/0412000; sentenc:a Tribunal primera instJncia de 
Bruselas del 1210512000. GRUR lnr. 2001, pp. 170 ss.; sentencia del Tribunal de distrito de La Haya del 
2910911999 . • Novo c. DSM •. IP Litigacion Yearbook. 2000. pp, 2-4. 
61 J. FAJ.vcm 1 P. To""'MANS (nota 16). p. 176. 
•• SSTJCE 0110511990. C-36Sro8. "Kongres$ Agentur c. Zeehage·. Rec. 1990. p, 1·1845 y ss .• ap. 20; y 
de 27/0412004. C·1S9102. "Turner c. Felix Fareed lsmail Grovit y otros·. http:l/wna.eu.intljurisp/cgi·bln· 
lform.pl?lang:es. ap. 29. 
70 M. FRANZO~I. "Torpedees are Here to Stay" . IlC. 2002. pp. 1S4·163. esp. p. 160. 
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venia Universal7 1. En él, como excepción a la solución general, se establece 
que si se presenta una demanda por infracción ante el tribunal de un Esta-
do contratante y los tribunales de otro Estado ya están conociendo de una 
acción declarativa de ausencia de violación, el t ribunal que debera suspen-
der el procedimiento es el que conoce esta última acción. Esta propuesta, 
sin embargo, no tiene en cuenta que las acciones declarativas no tienen por 
qué tener un caracter abusivo y que se está perjudicando a personas que 
pueden tener un interés legftimo en utilizar este tipo de acciones. Para evi-
tar esta injusticia, se debería otorgar al tribunal que conoce en segundo lu-
gar un margen de discrecionalidad a la hora de tomar la decisión. 
En cualquier caso, actualmente la única opciór. que les queda a los titu-
la res de derechos de propiedad industrial para salvaguardar sus intereses es 
presentar una reconvención por infracción de derecho ante el tribunal en el 
que se ha presentado la acción declarativa de ausencia de violación (art. 6.3) 
o. al menos. instar la adopción de medidas cautelares ante éste o cualquier 
otro tribunal, el cual se podrá declarar competente en atención al art. 31. 
V. La nulidad o caducidad del t itulo de propiedad 
industrial como contraataque frente a una demanda 
por infracción de derechos 
En los litigios sobre derechos de propiedad industrial, la acción de nuli-
dad o de caducidad del titulo constituye el contraataque natural del presun-
to infractor frente a la demanda por infracción presentada por el tit ular de 
los derechos72. En ocasiones. sin embargo, esta actuación puede adquirir un 
carácter abusivo. 
Pueden presentarse dos supuestos diferentes según que la nulidad o ca-
ducidad se invoque como un "medio de defensa" o como " reconvención". 
Estos conceptos adquieren un significado autónomo en el marco del Regla-
mento. El primero hace referencia a todos los medios habilitados por el de-
recho procesal del foro para presentar alegaciones cuya única finalidad es 
la desestimación de la demanda. Por contra. la reconvención constituye una 
nueva demanda. formulada en el marco del mismo proceso, en la que el de· 
mandante asume la condición de demandado y viceversa73. 
Cuando el demandado impugna la validez o caducidad del titulo de pro-
piedad industrial como un "medio de defensa", el tribunal que esté conocien-
do de la acción por infracción podrá conocer de la misma sin necesidad de 
71 P. VERON, " lnnovauons aportees dans le contenueux de la propriét~ ir.dustrielle par le R~glement (CE) 
n• 4412001 du Ccnse1l du 22 décembre 2000 concernant la competente judioaire. IJ reconnai$sance et 
l'execution des décis1ons en matitlre civil et commerciale. par rapport a la Conv~nt:on de Bruxelles du 27 
$1>ptembre 1968". Propriécélnrellecruelle. n• 121,2001. pp. 4-10; A.KUR{nota 28). p. 180. 
" E~ materia de patente$. C. GoNZAUZ SEU.fUS$ (nota 7). p. 1SS. 
"Véase STJCE 1310711995. C-341193. "Danvaern c. Onerbeck. Rec.", 199S, pp 1·2053. apdo. 12·18. 
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volver a justificar su competencia en las normas del Reglame.,to 44/2001 74. 
La decisión que llegue a adoptar respecto de esta cuestión S';lo podrá tener 
como efecto la desestimación de la demanda. 
La situación es distinta cuando la nulidad o caducidad del derecho se ale-
ga como una "reconvención". En tal caso el tribunal oue está conociendo 
de la demanda de infracción debe determinar su competencia como si se 
tratara de una demanda autónoma. Siendo así las cosas, el tribunal que es-
tá conociendo de la infracción sólo podrá declararse competente para co-
nocer de la nulidad o caducidad del t ítulo si el art. 22.4 le atribuye jurisdic-
ción exclusiva. En cualquier otro supuesto -competencia en atención al foro 
del domicilio del demandado (art. 2). al de uno de ello~ (art. 6·.1 ), al foro de 
la sucursal (art. 5.5) o al de la reconvención (art. 6.3)- el art. 25 le obliga a 
declararse de oficio incompetente. Si admitiera la contrademanda, la sen-
tencia no serfa reconocible en ningún Estado por no haber respetado las 
competencias exclusivas del Reglamento (art. 35, art. 28 CB/CL). Por lo tan-
to, si la nulidad o caducidad del título se quiere plantear como una recon-
vención, al demandado no le queda más remedio que acudir a los tribuna-
les del lugar donde se registró o depositó el título. 
Esta actuación puede ser un arma procesal muy efectiva para el deman-
dado: la hipotética resolución acerca de la demanda por nulidad o caduci-
dad del derecho podrfa ser inconciliable con la resolución que pudiera to-
mar el tribunal que está conociendo, en primer lugar, sobre la acción por 
infracción. Efectivamente, sólo existirá infracción si el título es válido y no 
ha caducado. Se presenta, por tanto, una situación de litispendencia no 
prevista en el Reglamento puesto que, para solucionarlas. tendría que ser el 
tribunal que conoce en primer lugar el que suspendiera el proceso. Las t res 
posibles alternativas que existen para resolver el problema están apuntadas 
en el asunto "GAT c. LuK"75, pendiente ante el TJCE. 
La primera opción es concentrar ambas demand¡¡s ante el tribunal del 
art. 22.4, solución defendida tanto por la jurisprudencia del Reino Unido co-
mo por las autoridades gubernamentales de este país y de Francia76. Está 
basada en el texto de la versión 1nglesa del art. 22.4, que habla de "procee-
dings concerned with", término más flexible que "proceedings with have 
as their object" del resto de apartados de la disposiciónn Se entiende que 
"J. F.,IIC!TT 1 ?. TOAAEIV"-'IS (nO:J ; 6), ~- 203. 
"ConclUSIOnes del AbogJdO General cel 16109/2004, c-~/03, -GAT c. LuK-' http://cuna.eu.intf¡unsp/ 
C9i-bin/form.pl?lang~es. en el cJ~o concre1o la acción ce nulidad no se prc~cntJ como reconvcnciOn ~ino 
como una dem.Jnca conjunta a la accion por violación. En cualquier caso, las observaciones Que en ella 
se hace ~on aplicables a este supuesto. 
'~ Asl, lo han defendido ante el TJCE en el asunto "GAT c. LuK" y, junto a l.,; E<tJCOS Unidos. en los trJ· 
ba¡os del Anteproyecto de Conv~n10 de La Haya. A. KuR (nota 28). p. 176. 
"Los tribun.Jics ingleses tJmbién habi.Jn sostenido Que el art. 25, en el que se habla de acciones • prin· 
cipally concemed with a mat:ter over which the couns of anoeher Membcr Sr ate have exclus've jurisdiction 
by virrue of Miele 22-. les obligaba a dedararse in<omp~tentes oara conocer de .Jcoones PO< infrawon 
ce derechos en un Est.ldo extt~nj~o pue!;to que eran acciones "principallyconcemea· con cuestiones so-
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este precepto incluye las acciones por inf racción de derechos por cuanto 
son inseparables de las cuestiones de validez del título de propiedad indus-
trial y, por lo tanto, deben ser conocidas por los mismos tribunales para evi-
tar resoluciones inconciliables y garantizar la seguridad jurídica en la aplica-
ción de las normas del Reglamento. Esta interpretación es, sin embargo, 
errónea puesto que tanto el ln/orme Jenard78 cuanto el resto de versiones 
del Reg lamento no dejan lugar a dudas de que el art. 22.4 debe ser inter-
pretado de manera restrictiva y sólo otorgan la competencia a estos tribu-
nales para conocer de reclamaciones en materia de validez e inscripción pre-
sentadas a título principal. En ningún caso pueden estos tribunales entrar a 
conocer de reclamaciones por infracción de derechos79• 
La segunda opción consiste en permitir que ambos tribunales sigan co-
nociendo de sus respectivas acciones. Se trata de la postura defendida por 
el Abogado General L. A. Geelhoed en el asunto " GAT c. LuK" y se basa en 
que el Reglamento prevé mecanismos suficientes para que el órgano juris-
diccional que conoce de la violación de derechos tenga en cuenta el interés 
de la administración eficaz de la justicia. En mi opinión, esta conclusión só-
lo puede alcanzarse a partir de una interpretación extensiva del art. 27: se-
:á el tribunal que conoce en primer lugar -y no el segundo, como prevé la 
d:;posición- el que deba suspender el procedimiento y esperar a que el tri-
bunal que conoce posteriormente sobre la acción de nulidad adopte una re-
solución80. Entonces, conociendo el resu ltado del primer proceso, volverá a 
abrir el procedimiento para adoptar una resolución que sea compatible. Es-
ta solución, si bien es la que resulta más ajustada a la letra de la ley, presen-
ta un serio problema ya que puede constituir un.a modalidad de "torpedo": 
por un lado, conlleva la paralización de la acción por infracción; por otro, 
para alcanzar una resolución fina l, el titu lar de los derechos deberá pasar 
por dos procesos por lo que el tiempo que debe esperar para obtener un 
resarcimiento de sus derechos es doblé1• 
La tercera opción consiste en la concentración de ambas acciones ante 
los tribunales que están conociendo de la acción por violación del derecho. 
Es decir, en este caso particular, el tribunal podrá declararse competente en 
atención al foro de reconvención (art. 6.3) para conocer de la acción por la 
nulidad del título. Esta opción tiene el problema de que con el Reglamento 
en la mano no resulta viable y, además, implica una violación de las compe-
tencias exclusivas del art. 22.4 que, de admitirse, podría ser utilizada para 
su elusión fraudulenta. afectando la seguridad jurídica que reclama el Re-
glamento82. No obstante, cuenta con los siguientes argumentos a favor: a) 
bre la validez de derechos reg,strados en otros Estados miembros. Asunto ·co,ns Controls c. Suzo lnter-
notional y otros• (IlC. 1998, p. 804) y J<unto "Fo<t Dodgc c. A::ko- (IlC. 1998. pp. 927 ~s.). 
''P. JENARO (nota 10), p. 29. 
" Aps. 13 y 19 y 33 J 35. 
.aAp~. 4i <147, 
" P. VERON (nota 61 ). p. 312. 
" Aps. 39 y 40. 
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en estas acciones. al contrario de lo que opina el Abogado General33 , no es-
tán presentes elementos de derecho administrativo, por lo que el carácter 
de servicio público que cumple el encargado de registro no just ifica la com-
petencia exclusiva84; b) asimismo. no es sostenible que los tribunales del art. 
22.4 se encuentren "en mejores condiciones para tener un buen conoci-
miento y para aplicar las normas y usos aplicables"85 a las acciones de nu-
lidad del derecho que los tribunales que están conociendo de la acción de 
infracción del mismo derecho; e) en fin, esta opción también permite que 
un mismo tribunal conozca de acciones íntimamente conectadas86. 
Tanto el RMC. como el RDC y el Protocolo sobre litigios. establecen esta 
última solución: los tribunales señalados como competentes por las normas 
de los arts. 93 RMC. 82 RDC y 14 del Protocolo sobre litigios -incluidos los 
del forum delicti commissi- podrán conocer de "las demandas de reconven-
ción por caducidad o por nulidad" del título87. 
Asumiendo la necesidad de preservar las competencias exclusivas de los 
tribunales del Estado de registro, se podría acoger una solución intermedia si-
milar a la propuesta en el Anteproyecto de Convenio de La Haya. El apartado 
6 del art. 12 -competencias exclusivas- establece que: "rulings concerning 
matters which belong into the exclusive jurisdiction of another court sha/1 ha-
ve no binding effecr in subsequent proceedings, even if they are between 
the same parties" . Esto implica que en litig ios de derechos de propiedad in-
dustrial, los tribunales designados por las normas generales podrían llegar a 
conocer sobre la validez del título pero la resolución sólo podría desplegar 
efectos en ese proceso88. Es una solución que permite la concentración de 
procedimientos pero, sin embargo, no elimina la posibilidad de situaciones 
de abuso de derecho: nada impide al presunto infractor presentar su "defen-
sa natural" ante los tribunales del Estado donde se encuentra el registro. La 
única manera de solucionar el problema pasa por obligar a esta persona a 
presentar la demanda ante los tribunales que están conociendo de la acción 
por infracción cuya decisión, en cualquier caso, podría seguir desplegando 
efectos sólo para ese proceso. Asimismo. de llegar a presentarse la deman-
da ante los tribunales del Estado de registro. deberían aplicar el art. 27 e in-
hibirse a favor del órgano judicial que conoce de la infracción. Se trata de 
una solución equilibrada puesto que el presunto infractor no queda privado 
de un medio de defensa. Tan sólo se le insta a que actúe ante un determi-
nado tribunal que presenta una clara proximidad con el supuesto. 
I)Ap, 41. 
"Se trata ce una acción civil que se presenta ante los tnbunales de esa junsdicción. En este m1smo sen-
tido, C. GoNZALEZ BE!lfuss (nota 7). p. 159. 
"Ars;umento utilizado para fundamentar las competenoas excluSivas en STJC : cel 10/0111990. C-
t t S/88. "Rc1chert c. Kockler·. Rec. 1990, p. 1·27 . 
.. (. GONZALEZ BElfUS' (nota 7), p. 1 59. 
"J. FAW<:ETT 1 P. ToAAO.wr.; (nota 1 6). p. 332. 
.. A KUR (nota 28), p. 181. 
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VI. A modo de conclusión 
El breve análisis de estas tres estrategias procesales pone de manifiesto 
como. al menos para los litigios internacionales sobre derechos de propie-
dad industrial, las normas del Reglamento 4412001 -o CB/CL- pueden ser 
objeto de una utilización abusiva. 
En primer lugar. el alcance del forum delicti commissi en los litigios refe-
ridos a derechos de propiedad industrial debe ser precisado para evitar un 
uso abusivo del forum shopping cuando la infracción se manifiesta en una 
pluralidad de Estados. En mi opinión, una aplicación de la jurisprudencia 
"Shevill" que tenga en cuenta las soluciones particu!ares que establecen el 
RMC Y el RDC, debe llevar a afirmar que los tribunales designados por el 
art. 5.3 sólo pueden conocer de los daños producidos en el territorio de ese 
Estado. Si se desea demandar por la integridad de los daños, debe acudir-
se a los tribunales del domicilio del demandado. 
En segundo lugar. la letra del art. 6.1 no permite concentrar deman-
das contra una pluralidad de demandados. ante el domicilio de uno de 
ellos. si las infracciones se produjeron en distintos Estados. Ello es asf. por-
que el carácter territorial de los derechos impide que se reúna uno de los 
requisitos para hacer uso de este foro ·de competencia: el peligro de reso-
luciones inconciliables. Ahora bien, la jurisprudencia de algunos paises ha 
admitido la utilización del art. 6.1 en estos supuestos, circunstancia que 
reclama una sentencia interpretativa del TJCE para evitar que esta situa-
ción de inseguridad pueda ser utilizada por los litigantes para practicar 
bad forum shopping. 
En tercer lugar. en vista de la actual redacción e interpretación de los 
arts. 5.3 y 27, los "torpedos" son inevitables. La adopción de una solución 
uniforme de este problema a nivel comunitario puede consistir en: a) seguir 
el modelo de los Reglamentos de marca o diseño comunitario y excluir ex-
presamente las acciones declarativas de ausencia de infracción del ámbito 
del art. 5.3; o b) reformar el art. 27. referido a la litispendencia. para otor-
gar al tribunal que conoce en segundo lugar un cierto margen de flexibili-
dad ~ara permitirle que siga conociendo del asunto cuando considere que 
la pnmera demanda tenía un carácter abusivo. En la medida en que las ac-
ciones declarativas de ausencia de infracción no siempre tienen este carác-
ter Y que. por razones de proximidad. parece justificada la aplicación del fo-
rum delicti commissi, resulta preferible la segunda opción. 
En cuarto lugar, la defensa a ultranza de las competencias exclusivas 
puede provocar la aparición de una nueva modalidad de "torpedo" puesto 
que puede resultar muy fácil para el demandado bloquear la acción por in-
fracción mediante la interposición de una reclamación de nulidad ante los 
tr~bunales del Estado de reg istro. Para evitarlo. se debería permitir que los 
tnbunales que conocen de la primera demanda también pudieran determi-
nar la nulidad o la caducidad del derecho de propiedad industria l aunque la 
sentencia no desplegara efectos erga omnes . 
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En vista de todo lo expuesto, no se puede más que afirmar que resulta 
llamativo que estas situaciones no se tuvieran en cuenta a la hora de trans-
formar e! Convenio de Bruselas de 1968 en Reglamento comun1tano por 
cuanto algunas de las soluciones a las mismas estaban previstas e.n el ~MC 
y se estaban estudiando en el marco del Anteproyecto de Conven1~ Univer-
sal de La Haya. En fin, será cuestión de esperar una me¡or oportumdad pa-
ra que el legislador comunitario acometa las reformas necesanas. 
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midor internacional á Justi~a. 2. A defini~ao de fornecedor em matéria de bens e ser-
vi~os estrangeiros. 3. A invalidade ou a ineficácia da cláusula de elei~ao do foro e da 
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O novo Direito internacional privado' está cada vez mais voltado para a 
prote¡;áo dos mais fracos. inclusive dos consumidores2. A prote¡;ao interna-
• Professorü Titulur ce Direito internacional pr~vado da Universidade Federul do Rro Grande do Sul. Por· 
to Al~re. Ooutora em Oireito polu Universidude ée Heidelberg, Alemunha. Mestre em Oireito pelu Unr-
versidude de Tübingen, Alemunha. Espocialistu em Direrto Europeu peiJ Univer>idadc do Sarre. Alcmun-
ha. Ex-Presidente do Instituto arasileiro de Polltica e Direito do Consumidor-BRASILCON. Bord da 
lntemarional Association of Consumcr Law, Bruxelus. 
• • Trabalho em homenugem ~ M in. Ellen Grucie Nortfleet do Supremo Tribunal Fedorul. A uutorü agrü-
dece aos ami~os Ntldia de Araújo, Adriana Dreyzin de Klor e Die~o Fern.lndez Arroyo pelo estimulo em 
tratur o tema e pelu~ muita~ e frutlferas éiscu~soe~. 
' N. AAAuJO 1 C. LIMA MARoues (coords.). O Novo Direito Internacional - Estudos em Homenagem a Errk 
J~yme, Río de Janeiro, Renovar, 2005. 
1 N. AAAOJO, ·contratos intcrnacionais e consumidores nas Ami:ncas e no MERCOSUL: An~lise da pro-
PO:ta brJsrleira para uma conven~ao interamericana na CIDIP Vil". artigo ainda inédito. A au:ora agra-
dece ~ amrga e col~a Nadia de Araújo pelo envro do material antes da publica~ao. 
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